Sygn. akt [| CSKP 94/22

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lutego 2022 r.
Sad Najwyzszy w skfadzie:

SSN Jacek Grela (przewodniczacy)
SSN Marcin tochowski

SSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca)

w sprawie z powoédztwa [...] "P." Spoétki z ograniczong odpowiedzialnoscig

Z siedzibg w L.

przeciwko M. R.

0 ochrone znakow towarowych oraz zakazanie czyndéw nieuczciwej konkurencii,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 23 lutego 2022 .,

skargi kasacyjnej strony powodowe;j

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 21 maja 2019 r., sygn. akt | AGa [...],

l. oddala skarge kasacyjna,

ll. zasadza od [...] "P." spétki 2z ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedzibg w L. na rzecz M. R. kwote 2.700
(dwa tysiace siedemset) zt tytutem zwrotu kosztéw postepowania

kasacyjnego.



UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym 1 Ilutego 2016 r. powddka Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Handlowe ,P." spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w L.
domagata sie, wraz z zasgdzeniem kosztéw procesu, zakazania pozwanemu M. R.
naruszania praw ochronnych do znakdéw towarowych zarejestrowanych przez
Urzad Patentowy RP pod numerami P. [..]2, P. [..]0, D. [..][5 i A. [...]8,
a zarejestrowanych m.in. dla towaréw takich jak kosmetyki samochodowe
(preparaty czyszczgce, konserwujgce etc.), polegajacego na uzywaniu przez
Pozwanego w obrocie gospodarczym do oznaczania produktow - kosmetykow
samochodowych oznaczen P., D. i A. identycznych lub konfuzyjnie podobnych do
znakéw towarowych zarejestrowanych na rzecz Powoddki i w odniesieniu do
identycznych towaréw; nakazania Pozwanemu usuniecia skutkdw niedozwolonych
dziatah poprzez zniszczenie towarow oraz wszelkich materiatéw informacyjno-
reklamowych oznaczonych i odpowiednio zawierajgcych ww. chronione znaki
towarowe oraz poprzez wycofanie od dystrybutoréw i partneréw handlowych takich
towarow  (kosmetykébw  samochodowych) oraz  materiatbw  reklamowo-
informacyjnych; nakazania pozwanemu opublikowania na stronie internetowej
(przez okres 90 dni) oraz w dziennikach ,[...]" i ,[X.]" w wydaniach ogdlnopolskich
na stronach poswieconych prawu lub gospodarce obramowanego oswiadczenia
wedtug wytycznych i o tresci wskazanej w pozwie (jednoczes$nie domagata sie o
upowaznienie jej na podstawie art. 1049 § 1 k.p.c. do zastepczego wykonania tych
obowigzkéw na koszt Pozwanego w przypadku, gdy nie zostang wykonane

dobrowolnie w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia sie orzeczenia).

W odpowiedzi na pozew Pozwany wnidést o oddalenie powoddztwa

i zasgdzenie zwrotu kosztow procesu.

Wyrokiem z 27 wrze$nia 2018 roku Sad Okregowy w S. oddalit powddztwo
(pkt 1) oraz uznajgc Pozwanego za wygrywajgcego spor w catosci szczegotowe ich

rozliczenie pozostawit referendarzowi sgdowemu (pkt I).

Sad Okregowy ustalit, ze strony prowadzg dziatalno$¢ gospodarczg

w zakresie m.in. sprzedazy hurtowej paliw i produktéw pochodnych. Prowadzg



réwniez sprzedaz produktéw pielegnacji pojazdow (szampondw do samochoddw,
preparatéw antystatycznych, nabtyszczajgcych etc.). Powoddka prowadzi sklep
internetowy oraz sprzedaz hurtowg. W przeszitosci strony wspotpracowaty ze sobg -
Pozwany nabywat od Powddki produkty (m.in. ,D.", ,F.", X.", ,P.", ,V.", ,Y." [k. 339-
343]), a nastepnie prowadzit dalszg ich odsprzedaz na rzecz swoich klientow, w
tym sprzedaz hurtowg do sprzedawcéw detalicznych. Pozwany prowadzi strone
internetowg oraz sklep internetowy. Na stronie sklepu internetowego Pozwany
informuje, ze ,jesteSmy dominujgcg na rynku zachodnioeuropejskim hurtownia,
posiadajgcg w ofercie [...] akcesoria i chemie warsztatowg firm: [...] A. [...]" [K. 134].
W swojej ofercie pozwany posiada produkty, ktore w sklepie internetowym i na
wystawianych paragonach nazywa m.in. ,A. [...]" [k. 119, 138, 140], czy ,A.[X.]" [k.
145].

Co do praw ochronnych przystugujgcych Powddce Sgad Okregowy ustalit,
ze dokonata ona w Urzedzie Patentowym RP rejestracji nastepujgcych znakow

towarowych stowno-graficznych i uzyskata wobec nich swiadectwa ochronne:

1. P., nr [...]2 (data zgtoszenia 8 lutego 2012 r.), udzielone na preparaty
antystatyczne, nabtyszczajgce i konserwujgce elementy plastikowe [0 wygladzie jak
na k. 50],

2. P., nr [...]0 (data zgtoszenia 7 listopada 1996 r.), udzielone na
preparaty antystatyczne, nabtyszczajgce i konserwujgce elementy plastikowe;

klasy: 3 [o wygladzie jak na k. 57],

3. D., nr [...]5 (data zgtoszenia 26 pazdziernika 2005 r.), udzielone na
preparaty do czyszczenia, detergenty inne niz uzywane w procesach produkcyjnych
oraz inne niz do celow medycznych, preparaty do mycia, preparaty do
odttluszczania inne niz stosowane w procesach produkcyjnych, szampony do mycia

samochodéw, preparaty do szorowania [0 wygladzie jak na k. 64],

4. A., nr [...]18 (data zgtoszenia 7 listopada 1996 r.), udzielone na
preparaty przeciw matowieniu szyb, substancje zapobiegajgce zamarzaniu: do
chtodnic, szyb samochodowych, ptyny hamulcowe, preparaty zapobiegajgce
osadzeniu sie kamienia i usuwania kamienia inne niz dla gospodarstwa domowego;

kosmetyki samochodowe: preparaty nabtyszczajgce, czyszczgce, ochronne,



konserwujgce koncentraty i preparaty do mycia samochodow, preparaty ochronne,
konserwujgce do opon samochodowych, odtluszczacze do czesci mechanicznych
pojazdéw, detergenty do czyszczenia pluszu i dywandéw, pasty, ptyny, zele do
mycia rgk, preparaty czyszczgce do podtdg i posadzek warsztatowych; klasy: 1,3

[0 wygladzie jak na k. 75].

Prawa ochronne nr R-[...]0 oraz nr R-[...]8 =zostaly przediuzone do
7 listopada 2026 roku.

Produkty ,F.", ,[X.]", ,P.", ,D.", ,C.", ,D.", ,[...] P.", ,V." sg produkowane we
Wioszech przez A. s.r.l. Producent ten jest w tej roli wskazany na opakowaniach

towaréw oferowanych zaréwno przez Powodke, jak i Pozwanego.

Spétka A. s.rl. za posrednictwem wioskiej jednostki rejestrujgcej
zarejestrowata w Swiatowej Organizacji Wtasnoséci Intelektualnej stowno-graficzne

znaki towarowe:

1. a. S.[...], nr[...]2 (data zgtoszenia 21 lutego 2008 r.) [0 wygladzie jak
na k. 326, 327],

2. P., nr [...]2 (data zgtoszenia 4 lutego 2008 r.) [o wygladzie jak na k.
330, 332],

3. D., nr [...]4 (data zgtoszenia 4 lutego 2008 r.) [o wygladzie jak na k.
336, 337].

Sad Okregowy ustalit, ze Pozwany zakupit w 2015 r. od R. J. produkty
opatrzone znakami towarowymi Spoétki A. (m.in. P. i D.). Z kolei zbywca nabyt
towary w Holandii od podmiotu, ktéry byt dystrybutorem spotki wtoskiej na terenie
Holandii. Produkty P., D. byty sprowadzane do Holandii bezposrednio z fabryki z
Wtoch. Cena towaréw nabytych w Holandii przez kontrahenta Pozwanego byta
dwukrotnie nizsza od towaréw oferowanych na rynku polskim. Kontrahent ten
nabywat celem odsprzedazy Pozwanemu takze produkty ze znakami towarowymi

Spotki A. na terytorium Niemiec.

Spoétka A. za zgodg Powddki wprowadza na rynek zachodnioeuropejski
produkty oznaczone znakami towarowymi, do ktérych w Polsce uprawnionym

pozostaje Powddka. A. produkuje towary tozsame z wprowadzanymi przez



Powodke na rynek polski na inne rynki i wowczas czyni to w multijezycznej
etykiecie. Produkty, ktorymi obrét przez Pozwanego Powoddka traktuje jako
naruszenie jej praw z zarejestrowanych znakéw towarowych, posiadajg
zmodyfikowang szate graficzng w stosunku do oferowanych przez Powddke na

terytorium Polski, zamieszczone sg na nich tresci wielojezyczne.

Pismem z 15 pazdziernika 2015 r. Powoddka (przez petnomocnika) zwrdécita
sie do Pozwanego z zgdaniem zaprzestania wprowadzania do obrotu na terytorium
Polski towarow opatrzonych znakami towarowymi, do ktérych posiada prawo
ochronne, zniszczenia ,podrobionych towarow" pozostajgcych w posiadaniu
Pozwanego, wycofania znajdujacych sie towaréw u dystrybutorow Pozwanego,
opublikowania okreslonego oswiadczenia w dziennikach, zwrotu kosztéw obstugi
prawnej (10.000 zt) oraz ujawnienia informacji dotyczgcych ilosci i cen
wprowadzonych do obrotéw ,podrobionych towarow" oraz nazw i adresow ich

odbiorcow.

W odpowiedzi z 3 listopada 2015 r. Pozwany (przez petnomocnika)
oswiadczyt, ze nie naruszyt przystugujgcych Powoddce praw ochronnych ani nie
dopuscit sie czynu nieuczciwej konkurencji, a w zwigzku z tym odmowit spetnienia

wskazanych zgdan.

Dyrektor Zarzgdzajgcy Powodki w pazdzierniku 2015 r. skierowat do jej
odbiorcow pismo informujgce, ze Pozwany bezprawnie wprowadza do obrotu

produkty opatrzone znakami towarowymi P. i D..

Postanowieniem z 4 grudnia 2015 r. Prokuratura Rejonowa w S. zatwierdzita
zatrzymanie rzeczy od Pozwanego, przy czym rzeczy te zostaty pozostawione

Pozwanemu celem ich przechowania.

Pozwany w styczniu 2016 r. zwracat sie do wtoskiego podmiotu A. z prosbg
o przedstawienie informacji dotyczgcych zasad dystrybucji towaréw oznaczonych P.
i D. na terenie Niemiec i Holandii oraz zasad wspotpracy Spotki z Powodka. Jego
pismo pozostato bez odpowiedzi. Nadto w lutym 2016 r. zawiadomit Urzgd Ochrony
Konkurencji i Konsumentéw o podejrzeniu stosowania przez Powddke praktyk

ograniczajgcych konkurencje.



Apelacje od powyzszego wyroku wniosta Powddka zaskarzajgc go w catosci.
Orzeczeniu zarzucita naruszenie przepisoOw prawa materialnego, t.j. art. 155 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2021 r., poz. 324 ze zm., dalej: p.w.p.), art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 2
p.w.p., jak rowniez art. 3 i 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U.
z 2020 r., poz. 1913 ze zm., dalej: u.z.n.k.) oraz naruszenie prawa procesowego, tj.
art. 328 § 2 k.p.c., art. 233 § 1 k.p.c., art. 232 k.p.c. w zwigzku z art. 6 k.c.
Whniosta o zmiane zaskarzonego wyroku w catosci i uwzglednienie powddztwa,
ewentualnie o uchylenie zaskarzonego wyroku w catosci i przekazanie sprawy do
ponownego rozpatrzenia przez Sgd Okregowy w S. przy uwzglednieniu kosztéw
postepowania apelacyjnego. Dodatkowo wniosta 0 zasgdzenie od Pozwanego na
rzecz Powodki kosztéw postepowania za obie instancje wedle norm prawem

przewidzianych, o ile nie zostanie ztozone zestawienie poniesionych kosztow.

W odpowiedzi na apelacje Pozwany wniost o jej oddalenie w catosci oraz
0 zasgdzenie od Powoddki na jego rzecz zwrotu Kkosztow postepowania
apelacyjnego, w tym kosztéw zastepstwa procesowego w wysokosci podwdjnej

w stosunku do stawek przewidzianych wedtug norm przepisanych.

Sad Apelacyjny w [...] wyrokiem z 21 maja 2019 r. oddalit apelacje i zasgdzit
od Powodki na rzecz Pozwanego kwote 2.230,89 ziotych tytutem kosztow

zastepstwa procesowego w postepowaniu apelacyjnym

Skarge kasacyjng od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...] wniosta Powodka
zaskarzajgc go w catosci. Wyrokowi zarzucita naruszenie prawa materialnego, tj.
art. 155 ust. 2 p.w.p., art. 34-36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.
z 2004 r. Nr 90 poz. 864) w zw. z art. 17 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii
Europejskiej (Dz.Urz.UE z 7 czerwca 2016 r., nr C 202, s. 389), art. 296 ust. 1 i ust.
2 pkt1i2pw.p.,art.3i10ust. 1 wzw. z art. 18 ust. 1 pkt 1-3 u.z.n.k., a takze
naruszenie przepisoOw postepowania, istotnie wptywajgcych na wynik sprawy tj. art.
232 k.p.c. w zwigzku z art. 6 k.c. Wniosta o uchylenie zaskarzonego wyroku w

catosci i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sad Apelacyjny w



[...] oraz o zasgdzenie od Pozwanego na rzecz Powddki kosztow postepowania

kasacyjnego, w tym kosztéw zastepstwa procesowego wedtug norm przepisanych.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa sie prawo
wytgcznego uzywania znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy
na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 p.w.p.). Ochrona wynikajgca
Z rejestracji znaku towarowego jest tylko prawem formalnym (zob. postanowienie
Sadu Najwyzszego z 30 wrzesnia 1994 r., lll CZP 109/94, OSNC 1995, Nr 1, poz.
18; wyrok Naczelnego Sgdu Administracyjnego z 10 stycznia 2002 r., Il SA
3390/01). Tresciag wskazanego prawa jest zapewnienie ochrony bezwzglednej
(skutecznej erga omnes) w zakresie naktadania znaku towarowego na okreslony
towar, wprowadzania takiego towaru do obrotu czy jego reklama (zob. R. Skubisz,
Zakres wyczerpania praw wifasnosci przemystowej w prawie polskim, Przeglad
Prawa Handlowego 2002, nr 1, s. 1). Z pewnoscig zatem pozwala na istotne

ograniczenie swobody obrotu takim towarem.

Zgodnie zas z ust. 1 art. 155 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie
rozcigga sie na dziatania dotyczgce towardw ze znakiem, polegajgce
w szczegolnosci na ich oferowaniu do sprzedazy lub dalszym wprowadzaniu do
obrotu towaréw oznaczonych tym znakiem, jezeli towary te zostaty uprzednio
wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
uprawnionego lub za jego zgodg. Z kolei zgodnie z ust. 2 tego przepisu, nie stanowi
rébwniez naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne
dziatania, o ktérych mowa w ust. 1, dotyczgce towaréw oznaczonych tym znakiem
towarowym, jezeli towary te zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za
jego zgoda.

W sSwietle powyzszego przepisu nalezy uznac, ze bezprawnos¢ uzywania
znaku towarowego wylgczajg: dziatanie w ramach porzadku prawnego,

wykonywanie prawa podmiotowego oraz zgoda podmiotu uprawnionego.

Zgodnie z kolei z art. 7 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majgcej na celu zblizenie



ustawodawstw panstwa cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.Urz.UE z 8 listopada 2008 r. nr L 299). znak towarowy nie uprawnia wiasciciela
do zakazania jego uzywania w odniesieniu do towarow, ktore zostaty wprowadzone
do obrotu na terytorium Wspolnoty pod tym znakiem towarowym przez witasciciela
lub za jego zgoda. Obecnie dyrektywa ta zostata zastgpiona dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majgcg na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakow
towarowych (Dz.Urz.UE z 23 grudnia 2015 r. nr L 336), ktéra wyczerpanie prawa

normuje analogicznie w art. 15 ust. 1.

Regulowane powyzszymi przepisami tzw. wyczerpanie prawa ochronnego
na znak towarowy (na gruncie prawa europejskiego tzw. eurowyczerpanie) polega
na tym, ze wraz z przeniesieniem prawa wilasnosci rzeczy stanowigcej towar
opatrzony takim znakiem przez osobe bedgcg uprawniong do znaku wzglednie
tego, kto dysponuje jej zgodg, dochodzi do zgasniecia prawa ochronnego na znak
towarowy w odniesieniu do zindywidualizowanego egzemplarza towaru, tj. tego,
ktérego wtasnosS¢ zostaje przeniesiona. W konsekwencji dalszy obrot takim
towarem, w tym jego dalsza dystrybucja, w szczegdlnosci w ramach tzw. importu
rébwnolegtego, odbywa sie bez mozliwosci kontroli ze strony uprawnionego do

znaku towarowego.

W niniejszej sprawie Sad Okregowy ustalit, ze Pozwany wprowadzat do
obrotu (oferowat) towary nabyte zagranica, ktérych producentem byta spotka A.
z siedzibg we Wtoszech posiadajgca zarejestrowane we Wioszech prawa ochronne
na znak towarowy do towaréw podobnych do przystugujgcych Powddce, o czym ta
wiedziata, majgc takze sSwiadomos¢, ze poprzez sie¢ swoich dystrybutorow
wprowadza te towary do obrotu m.in. na terenie Niemiec i Holandii, a Powoddka ten
stan rzeczy akceptuje. Zgodnie z ustaleniami na podstawie zgromadzonego
w sprawie materiatu dowodowego Powodka miata swiadomosé, ze wiloska spétka
A. produkuje i dystrybuuje produkty do innych krajow niz Polska, oznaczone
znakami towarowymi tozsamymi lub podobnymi do tych, wobec ktorych jej
przystugujg prawa ochronne. Sady meriti ustality, iz ma to miejsce za zgodg
Powddki. Oznacza to, ze towary nabyte przez Pozwanego pierwotnie zostaty

wprowadzone do obrotu w innym niz Polska panstwie czionkowskim Unii



Europejskiej i opatrzone znakami towarowymi, do ktorych uprawniona pozostaje
wioska firma A. Wystepujg istotne roznice cenowe produktow oferowanych przez A.
(jego dystrybutoréw) na rynkach innych panstw czionkowskich Unii Europejskiej i
na rynku polskim (oferowane przez Powddke). Powyzsze okolicznosci zostaty
ustalone przez Sady meriti, czym Sad Najwyzszy jest zwigzany (art. 3982 § 3 i art.
3982 § 2 k.p.c.).

Istotne znaczenie ma okolicznos¢, iz w niniejszej sprawie Sady meriti na
podstawie zgromadzonego materiatu towarowego przyjety, ze Powoddka wyrazita
zgode na wprowadzanie przez Spotke A. do obrotu na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego produktow o tozsamym przeznaczeniu, co dystrybuowane
przez Powodke na terytorium Polski, oznaczonych znakami towarowymi
podobnymi do znakéw towarowych Powoddki. Ustalenie to ma istotne znaczenie,
bowiem wprowadzenie towaru do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego powinno mie¢ miejsce za zgodg uprawnionego. Trybunat
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej uznaje, ze przyznana wiascicielowi znaku
towarowego przez prawodawstwo panstwa cztonkowskiego w dziedzinie wtasnosci
przemystowej ihandlowej mozliwos¢ sprzeciwienia sie przywozowi towaru
opatrzonego znakiem towarowym ,nie jest uzasadniona, jezeli towar zostat zgodnie
z prawem wprowadzony na rynek przez samego wiasciciela lub za jego zgoda
w panstwie cztonkowskim, z ktérego dokonano jego przywozu, a zatem nie moze
by¢ mowy o naduzyciu lub naruszeniu prawa o znakach towarowych” (wyrok TSUE
z 31 pazdziernika 1974 r., 16/74, Centrafarm i de Peijper, EU:C:1974:115, pkt 10).
W Swietle orzecznictwa TSUE zgoda na wprowadzenie towaru na obszar EOG
moze by¢ wyrazona zaréwno w sposob wyrazny jak i dorozumiany (zob. np. wyrok
TSUE z 20 listopada 2001 r., C-414/99 do C- 416/99 w sprawie Zino Davidoff,
ECLI:EU:C:2001:617), w ktorej Trybunat Sprawiedliwosci stwierdzit, ze ,zgoda
wiasciciela znaku towarowego na sprzedaz towarow opatrzonych tym znakiem,
uprzednio wprowadzonych do obrotu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
przez tego wiasciciela lub za jego zgoda, moze by¢ dorozumiana, jezeli wynika ona
z faktéw i okolicznoéci poprzedzajgcych, réwnoczesnych Ilub pdzniejszych
wzgledem wprowadzenia do obrotu poza EOG, ktére w opinii sgdu krajowego

rowniez jednoznacznie wskazujg na zrzeczenie sie przez wtasciciela jego prawa do
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sprzeciwienia sie wprowadzeniu do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru

Gospodarczego" (pkt 47).

Sady meriti uznaty, ze Pozwany nabyt towar ze znakiem, ktory zostat
wprowadzony do obrotu zgodnie z przestankami kreujgcymi wyczerpanie prawa do
znaku. Zgodnie z wyrokiem Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 20
grudnia 2017 r., C-291/16 w sprawie Schweppes SA przeciwko Red Paralela ST
(ECLI:EU:C:2017:990), art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 w zwigzku z art. 36 TFUE
stoi na przeszkodzie temu, by wtasciciel krajowego znaku towarowego sprzeciwiat
sie przywozowi identycznych towaréw oznaczonych tym samym (lub podobnym)
znakiem towarowym, pochodzgcych z innego panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, w ktorym ten znak towarowy objety jest ochrong na rzecz innego
podmiotu. Chodzi o sytuacje, w ktérej znak taki we wskazanym innym panstwie
cztonkowskim nalezy do osoby trzeciej ktéra nabyta prawa do niego w drodze
przeniesienia, w sytuacji gdy po tym przeniesieniu: a) uprawniony (,wiasciciel”),
sam lub koordynujgc swojg strategie dotyczgcg znaku towarowego z tg osobg
trzecig, nadal aktywnie i w sposdb zamierzony wspiera jednolity i globalny wyglad
lub wizerunek znaku towarowego, ustanawiajgc lub wzmacniajgc w ten sposéb
wprowadzenie danych odbiorcéw w btad co do pochodzenia handlowego towarow
oznaczonych tym znakiem towarowym, lub b) istniejg powigzania gospodarcze
miedzy uprawnionym (,wlascicielem”) a wspomniang osobg trzecig, w tym
rozumieniu, ze koordynujg oni swoje polityki handlowe lub dokonujg uzgodnien
w celu fgcznego kontrolowania uzywania znaku towarowego, w zwigzku z czym
majg mozliwos¢ bezposredniego lub posredniego okreslenia towardw, ktore sg

oznaczone wspomnianym znakiem towarowym, a takze kontrolowania ich jakosci.

Unormowana w dyrektywie oraz w art. 155 p.w.p. instytucja wyczerpania
prawa ochronnego na znak towarowy ma na celu urzeczywistnienie zasady
swobody przeptywu towaréw, z jednoczesnym uznaniem w odpowiednim zakresie
zasady terytorialnosci ochrony wifasnosci przemystowej. Oznacza to, iz do
wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy na terytorium Polski dochodzi
w sytuacji, gdy towar opatrzony odpowiednim (identycznym Ilub podobnym)
znakiem towarowym zostanie wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem w Polsce,

a takze w innym panstwie nalezgcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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W tych okolicznosciach uznanie, iz nie doszto do wyczerpania prawa do
znaku towarowego Ww rozumieniu p.w.p. na terytorium Rzeczypospolitej,
prowadzitoby do tworzenia barier na rynkach panstw czionkowskich w zakresie
realizacji swobodnego przeptywu towaréw obowigzujgcg na Europejskim Obszarze
Gospodarczym. Nie taki jest cel ani przedmiot ochrony prawa ochronnego na znak
towarowy, a w zwigzku z tym ochrona prawa podmiotowego nie moze polegac¢ na
uniemozliwieniu urzeczywistnienia wskazanej swobody traktatowej. Uwzglednienie
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej w zwigzku z tym w istocie oznaczatoby
wprowadzenie skutecznych barier w zakresie przeptywu towaréw na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w konsekwencji niedopuszczalnej
segmentacji rynkéw (ang. artificial partitioning of the markets between Member
States). Wykonywanie tego prawa nie moze stanowi¢ ukrytego ograniczenia
w handlu miedzy panstwami cztonkowskimi w rozumieniu art. 36 TFUE (wyroki
TSUE z: 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C-427/93, C-429/93 i C-436/93,
EU:C:1996:282; a takze z 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C-348/04,
EU:C:2007:249). Co wiecej, praktyka taka prowadzgca do rdznicowania cen na
wspolnym rynku nie tylko nie sprzyja, lecz w istocie prowadzi do zaburzenia wolne;j
konkurencji. Wykorzystywanie w tym celu praw wytgcznych w zakresie i celu, w
jakim ich ochrona uprawnionym nie przystuguje, na co trafnie zwrécity uwage Sady

meriti w niniejszej sprawie, jest niedopuszczalne.

Jak dalej wskazat TSUE w powotanym wyZzej orzeczeniu, o ile co do zasady
to na podmiocie, ktory powotuje sie na wyczerpanie prawa, cigzy obowigzek
wykazania spetnienia przestanek stosowania art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95
(zob. podobnie wyrok TSUE z 20 listopada 2001 r., Zino Davidoff i Levi Strauss,
od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, pkt 54), o tyle powyzszg regute nalezy
dostosowaé, gdy moze ona umozliwic wiascicielowi wprowadzenie barier na
krajowych rynkach, wspierajgc w ten sposéb utrzymywanie réznic cenowych
miedzy panstwami cztonkowskimi (zob. podobnie wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r.,
Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, pkt37, 38). Takie dostosowanie
ciezaru dowodu jest wymagane w wypadku dobrowolnego podziatu praw do
réwnolegle chronionych krajowych znakéw towarowych, gdy trudne lub wrecz

niemozliwe jest wykazanie przez taki podmiot istnienia powigzan gospodarczych
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miedzy wtascicielami tych znakow towarowych, poniewaz takie powigzania
wynikajg zwykle z uméw handlowych lub nieformalnych uzgodnien miedzy tymi
wiascicielami, do ktérych 6w podmiot nie ma dostepu (wyrok TSUE z 20 grudnia
2017 r., C-291/16 w sprawie Schweppes SA przeciwko Red Paralela ST, j.w.,
pkt 52, 53). Jezeli Pozwany nabyt towar wprowadzony do obrotu przy powstaniu
okolicznosci (przestanek) wyczerpania prawa do znaku towarowego, to jest
on uprawniony do uzywania towaru polegajgcego na jego odsprzedazy.
Jak zaznaczono w wyroku TSUE z 8 kwietnia 2003 r., C-244/00, w sprawie Van
Doren (ECLI:EU:C:2003:204), przeniesienie ciezaru dowodu jest w szczegdlnosci
dopuszczalne, gdy stosowanie innej reguty pozwolitoby witascicielowi znaku
towarowego na podziat rynkéw krajowych, sprzyjajgc utrzymaniu réznic cenowych,
ktére mogaq istnie¢ miedzy panstwami cztonkowskimi (pkt 38). Jak wskazano z kolei
w motywach wyroku z 20 grudnia 2017 r., C-291/16 w sprawie Schweppes SA
przeciwko Red Paralela ST, j.w., takie dostosowanie ciezaru dowodu jest
wymagane w wypadku dobrowolnego podziatu praw do réwnolegle chronionych
krajowych znakéw towarowych, gdy trudne lub wrecz niemozliwe jest wykazanie
przez taki podmiot istnienia powigzan gospodarczych miedzy wiascicielami tych
znakéw towarowych, poniewaz takie powigzania wynikajg zwykle 2z umow
handlowych lub nieformalnych uzgodnien miedzy tymi wiascicielami, do ktérych éw

podmiot nie ma dostepu (pkt 53).

W Swietle powyzszych argumentow nie znajduje uzasadnienia zarzut
naruszenia art. 17 ust. 2 Karty Praw Podstawowych UE, zgodnie z ktérym wtasnosc¢
intelektualna podlega ochronie. Ochrona ta nie jest jednak absolutna, bowiem
dopuszczalne sg jej ograniczenia, ktére mogg by¢é wprowadzone wtedy, gdy s3g
konieczne i rzeczywiscie odpowiadajg celom interesu ogélnego uznawanym przez
Unie lub potrzebom ochrony praw i wolnosci innych osoéb (art. 52 ust. 1 Karty Praw
Podstawowych UE, zob. tez np. wyrok TSUE z 13 grudnia 1979 r., 44/79, Liselotte
Hauer, ECLLEU:C:1979:290, pkt 30). Niewatpliwie za$§ ochrona swobodnego
przeptywu towarow stanowi cel interesu ogélnego, o ktérym mowa w tym przepisie,
zas W niniejszej sprawie z pewno$cig nie mozna mowi¢ O naruszeniu istoty
prawa ochronnego z uwagi na odpowiedni ksztalt regulacji w zakresie tzw.

wyczerpania prawa. Samo prawo ochronne na znak towarowy jako prawo
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witasnosci przemystowej (na dobru niematerialnym) nie tylko moze byc¢
ograniczane (w znaczeniu ,punktowej’ ingerencji w sfere jego wykonywania przez
uprawnionego w okres$lonym zakresie), lecz takze jako prawo o okreslonych
ramach ochrony posiada granice wyznaczone wtasciwymi przepisami, ktore
wyznaczajg Traktaty z ich ogdélnymi zasadami, jak réwniez wiasciwe przepisy
ksztattujgce wyczerpanie prawa, to zas jako uznane w Karcie Praw Podstawowych
UE, jest wykonywane na warunkach iw granicach okreslonych w Traktatach,
a zatem z uwzglednieniem swobdd podstawowych (art. 52 ust. 2 Karty Praw

Podstawowych UE).

Bezzasadne sg takze zarzuty skargi kasacyjnej odwotujgce sie do
naruszenia przepisbw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.
Roszczenia okreslone wart. 18 ust. 1u.z.n.k. majg charakter samoistny.
O zakresie zastosowania sankcji z art. 18 u.z.n.k. decyduje rodzaj czynu
nieuczciwej konkurencji, jakiego dopuscit sie pozwany oraz konsekwencje
bezprawnego zachowania. Roszczenie o zaniechanie jest srodkiem cywilnoprawnej
ochrony interesow przedsiebiorcy, naruszonych bgdz zagrozonych wskutek
dokonania czynu nieuczciwej konkurencji i ma podstawowe znaczenie
dla zapewnienia efektywnosci systemu ochrony szeroko pojetych praw na
dobrach niematerialnych oraz intereséw chronionych przepisami powotanej ustawy
(wyrok Sgdu Najwyzszego z 22 marca 2017 r., lll CSK 86/16). Podstawowg
przestankag decydujgcg o mozliwosci uwzglednienia roszczen przewidzianych w art.
296 p.w.p. iart. 18 u.z.n.k. jest stwierdzenie, ze miato miejsce zdarzenie bedace
szczegolnego rodzaju czynem niedozwolonym (naruszenie prawa ochronnego na
znak towarowy, czyn nieuczciwej konkurencji). Art. 296 p.w.p. iart. 18 u.z.n.k.
przewidujg rézne rodzaje roszczeh w zwigzku z naruszeniem prawa na znak
towarowy oraz popetnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. Wybér srodka ochrony
prawnej, z ktérego skorzysta uprawniony podmiot zalezy od niego samego i
dokonuje sie przez zgtoszenie odpowiedniego zgdania w procesie. O tym, czy
wybrane przez powoda zgdanie zostanie uwzglednione decyduje jednak nie samo
tylko stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego (popetnienie czynu nieuczciwej

konkurencji), ale i ustalenie, Ze spetnione zostaty dalsze, przewidziane dla
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poszczegolnych roszczen, przestanki ich powstania (wyrok Sadu Najwyzszego z 29
listopada 2013 r., | CSK 756/12).

Uznanie, iz z uwagi na tzw. wyczerpania prawa ochronnego na znak
towarowy Pozwany nie naruszyt sfery wytgcznosci Powodki, dziatajgc w sferze
dozwolonego zakresu dysponowania towarem, a zatem poza granicami
wyznaczonymi zakresem ochrony wynikajgcej z przepisow Prawa wiasnosci
przemystowej, prowadzi do wniosku, iz ewentualny zarzut naruszenia zasad
uczciwej konkurencji wymagatby ustalenia, iz w odpowiednim zakresie Pozwany
dopuscit sie czynu nieuczciwej konkurencji. Takim jednak nie moze by¢ dziatanie,
ktore ex definitione miesci sie w sferze wolnosci dziatalnosci gospodarczej,
w szczegolnosci pozostajgc w zgodzie z obowigzujgcymi na Europejskim
Obszarze Gospodarczym swobodami przedsiebiorczosci. Nie mozna traci¢ z pola
widzenia faktu, iz przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogg byc
traktowane jako alternatywna i autonomiczna podstawa ochrony sfery wartosci
(débr) niematerialnych w zakresie, w jakim nie sg one chronione na podstawie
witasciwych przepisow z zakresu wiasnosci intelektualnej lub przemystowe;.
Odmienny wniosek prowadzitby do niedopuszczalnego poszerzenia zakresu
ochrony, a w konsekwencji przyznania monopolu odnoszgcego sie do wartosci
(débr) niematerialnych w zakresie, w jakim ochrona ta nie zostata wyraznie
wskazana w odpowiednich przepisach - w niniejszej sprawie Prawa wiasnosci
przemystowej, co bytoby rownoznaczne ze stworzeniem w istocie alternatywnego
(konkurencyjnego) do tych ostatnich instrumentu ochrony na gruncie ustawy

0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z uwagi na tresc¢ art. 29 § 2 i 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sadzie
Najwyzszym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1904 ze zm.) Sad Najwyzszy, nie majgc
kompetencji do pominiecia stosowania przepisow ustawy oraz majgc na wzgledzie
niepodwazalno$¢ powotania sedziego na podstawie art. 179 Konstytucji RP,
odstgpit od oceny prawidtowosci powotania sedziow w sktadzie Sadu ad quem
oraz w postepowaniu zainicjiowanym skargg kasacyjng w niniejszej sprawie
(na etapie tzw. przedsgdu), a w konsekwencji waznosci postepowania czy
skutecznosci orzeczenia z powyzszych wzgledéw, co wynika z wyroku

Trybunatu Konstytucyjnego z 7 pazdziernika 2021 r., K 3/21. Powyzsze nie
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pozwalajg bowiem na ocene kryteriow odnoszgcych sie do okolicznosci wyboru
kandydatow na stanowisko sedziowskie przez Krajowg Rade Sadownictwa,
a w konsekwencji kwestionowanie skutecznosci powotania do petnienia urzedu
na stanowisku sedziego przez Prezydenta RP, a tym samym ubezskutecznienia
inwestytury, czego nie mogg w szczegodlnosci uzasadniaC kryteria wskazane
w wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r.
w sprawach potgczonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18, A.K. przeciwko Krajowe]
Radzie Sadownictwa oraz C.P., D.O. przeciwko Sadowi Najwyzszemu,
ECLI:EU:C:2019:982. Niezaleznie od powyzszego jednak, rowniez w $wietle
wyrokow Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej ewentualne wady procedury
wyboru kandydata na urzad sedziego przed Krajowg Radg Sadownictwa,
nawet wrazie uznania naruszenia Konstytucji RP w tym zakresie (poprzez
stwierdzenie niezgodnosci z Konstytucjg przepisow stanowigcych podstawe
procedury zakonczonej powotaniem do petnienia urzedu na stanowisku sedziego)
nie pozwalajg na podwazenie niezaleznosci sgadu rozpoznajgcego sprawe
(wyrok TSUE z 29 marca 2022 r., C-132/20, w sprawie BN i in. przeciwko Getin
Noble Bank S.A., ECLI:EU:C:2022:235), zas samo powotanie przez Prezydenta RP
na urzad sedziego jest niepodwazalne (wyrok TSUE z 22 marca 2022 r., C-508/19,
M.F. przeciwko J.M., ECLI:EU:C:2022:201).

Z tych wzgledow Sad Najwyzszy, na podstawie art. 398 k.p.c., orzekt jak
w sentencji, o kosztach postepowania rozstrzygajgc na podstawie art. 98 § 1 i 3
oraz art. 99 i art. 108 § 1 w zw. z art. 391 § 1 i art. 3982  k.p.c. wzw.z § 2 pkt6w
zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 22
pazdziernika 2015 r. w sprawie opfat za czynnosci radcow prawnych (jedn. tekst:
Dz. U. z 2018 r., poz. 265).

[as]



